Sygn. akt XXII GWzt 38/19
POSTANOWIENIE

Dnia 23 marca 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzordw
Wspoélnotowych w sktadzie:

Przewodniczacy: SSO Joanna Kornatka
Sedziowie: SO Ewa Dietkow
SO Anna Kowalik
po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powoddztwa 1. Spélki z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg w Goldapi
przeciwko P. Spoélce z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie
o ochrong praw do znakéw towarowych i do firmy oraz o zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencii

w_przedmiocie zazalenia pozwanej na postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 roku w przedmiocie

zobowigzania do udzielenia informacji

postanawia:

oddali¢ zazalenie.

SSO Ewa Dietkow SSO Joanna Kornatka SSO Anna Kowalik



Sygn. akt GWzt38/19
UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 23 marca 2020 r.

Pozwem z dnia 8 lipca 2019 r. powdd — 1. spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Goldapi
przeciwko P. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie, wnidsl o zakazanie P. sp. z o.0.
opatrywania blachodachéwek oznaczeniem IRYD niezaleznie od formy jego przedstawienia, oferowania,
wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachéwek oraz umieszczania oznaczenia
IRYD niezaleznie od formy jego przedstawienia na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem takich
towaréw do obrotu oraz o zasadzenie od pozwanego kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa

procesowego.

Jednoczesnie powdd wniést o nakazanie pozwanemu udzielenia informacji o ilodci
wyprodukowanych i zbytych blachodachéwek oznaczonych znakiem towarowym IRYD w okresie od dnia
4 lutego 2018 r. do dnia udzielenia informacji, o wysokosci cen sprzedazy tych towaréw, w terminie 14 dni

od dnia uprawomocnienia si¢ postanowienia.

Uzasadniajac roszczenie informacyjne o nakazanie pozwanemu udzielenia informacji, powdd
wskazal, iz zadane informacje sa niezbedne, w zwiazku z zamiarem dochodzenia roszczenia okreslonego
w art. 296 ust. 1 p.w.p. tj. roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci. Bez nalozenia tego
obowiazku na pozwanego powdd nie bedzie w stanie ustali¢ skali dokonanego naruszenia. W uzasadnieniu
wskazano réwniez, iz powdd zada udzielenia informacii od dnia 4 lutego 2018 1., bowiem co najmniej od

tego dnia na stronie pozwanego byly dostepne kwestionowane towary (pozew k. 3-9).

W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2019 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad
Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspélnotowych, zobowigzal P. sp. z 0.0. do udzielenia I.
spolce z ograniczona odpowiedzialnodcia z siedziba w Goldapi informacji o ilosci wyprodukowanych i
zbytych blachodachéwek oznaczonych znakiem towarowym IRYD w okresie od dnia 4 lutego 2018 r. do
dnia udzielenia informacji, a takze o wysokosci cen sprzedazy tych towaréw- w terminie 14 dni od dnia

uprawomocnienia si¢ postanowienia.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iz korzystanie przez pozwanego z oznaczenia IRYD
na tym samym rynku terytorialnym i produktowym zakldca realizowanie przez ten znak towarowy
przynaleznych mu funkcji. Wobec tego powodowi przystuguja wynikajace z naruszenia jej wylacznosci
roszczenia. Ponadto wystapienie na droge sadowa z roszczeniami pieni¢znymi wynikajacymi z naruszenia

praw wlasnosci intelektualnej, w tym praw do znakéw towarowych, wymaga dostgpu do informacji o



zakresie naruszenia stanowigcych ze swej istoty tajemnicg przedsigbiorstwa pozwanego. Bez nich
uprawniony nie ma mozliwos$ci $cistego okreslenia zakresu uzywania kolizyjnego oznaczenia, w tym: czasu,
terytorium, skali oferowania 1 wprowadzania do obrotu naruszajacych towaréw, liczby nabytych i zbytych
towarow, ich zbywcéw 1 nabywcow bedacych takze potencjalnymi naruszycielami, cen kupna 1 sprzedazy.
Precyzyjne dane dotyczace czasu oraz rozmiaru oferowania, reklamy i sprzedazy sa natomiast konieczne
do ustalenia, czy w efekcie bezprawnych dziatan naruszyciel uzyskal korzysci, do ktérych wydania
uprawnionemu moze by¢ zobowiazany na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (postanowienie k. 936, uzasadnienie

postanowienia k. 946-955).

W dniu 12 lutego 2020 r. P. fF sp. z 0.0. wniést zazalenie na powyzsze postanowienie z dnia 20
grudnia 2019 r. Sadu Okregowego w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i

Wzoréow Wspolnotowych, zaskarzajac je w catosci. Pozwany wnidst o:

1. uchylenie zaskarzonego postanowienia 1 przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sadowi Okregowemu w Warszawie,

2. wzglednie zmiane zaskarzonego postanowienia i oddalenie wniosku powoda o
zobowigzanie do udzielenia informaciji,

3. wzglednie, z ostroznosci procesowej na wypadek nieuwzglednienia wnioskéw z pkt 1 1
2, zmiang zaskarzonego postanowienia poprzez zapewnienie zachowania tajemnicy
przedsigbiorstwa pozwanego przez powoda, zgodnie z dyspozycja art. 286" ust. 3 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowe;j,

4. rozpoznanie zazalenia lacznie z apelacja pozwanego od wyroku Sadu Okregowego w
Warszawie XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i1 Wzorow Wspélnotowych z dnia
20 grudnia 2019 r., sygn. akt XXII GWzt 38/19

5.  skierowanie przez Sad pytania prawnego do Trybunalu Konstytucyjnego na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz art. 193
Konstytucji RP w zwiazku (t.j. Dz.U. z 2016 1., poz. 293 ze zm.) oraz art. 193 Konstytucji
RP w zwiazku z nickonstytucyjnoscia art. 286" ust. 1 pkt 2) p.w.p., w szczegélnosci jego
niezgodnoscia z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 1art. 32 ust. 1; art. 20 1 art. 22 w
zw. z art. 2, art. 31 ust. 3; art. 47 w zw. z art. 51 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 21 art. 31 ust. 3;
art. 64 ust. 1 1 ust. 2 w zw. z art. 21 art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), oraz zawieszenie postgpowania w
sprawie do czasu udzielenia przez Trybunal Konstytucyjny odpowiedzi na pytanie

prawne.

Jednoczesnie pozwany wnidsl o zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztow

postepowania, w tym kosztow zastgpstwa procesowego wedlug norm przepisanych.



Zaskarzonemu postanowieniu powdd zarzucil:

1. naruszenie art. 286" ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez niewlasciwe zastosowanie przejawiajace
sie¢. w zobowiazaniu pozwanego do udzielenia informacji pomimo nie spelnienia
przestanek do zastosowania tego przepisu;

2. naruszenie art. 286" ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez bledna wykladnie przejawiajaca sic w
uznaniu, ze dopuszczalne jest zobowiazanie Pozwanego do udzielenia informacji w
zwigzku z pozwem Powoda obejmujacym roszczenie, ktére nie ma zadnego zwiazku z
wnioskowanymi informacjami (informacje moga mie¢ co najwyzej zwiazek z innym
roszczeniem, ktore musialoby by¢ dochodzone odrgbnym przysztym pozwem);

3. naruszenie art. 286" ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 2) p.w.p. poprzez niezastosowanie i nie
zapewnienie zachowania tajemnicy przedsi¢biorcy (Pozwanego), pomimo zobowigzania
pozwanego do udzielenia powodowi informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa
Pozwanego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

W uzasadnieniu zazalenia powdd wskazal, iz uwzglednione roszczenie informacyjne dotyczy
prawnie chronionej tajemnicy przedsi¢biorstwa pozwanego, z ktéra pozwany jako nieuprawiony chcial sig
zapoznaé. Wynika to przede wszystkim z tego, iz powdd w prowadzonym postgpowaniu nie dochodzit

roszczen, z ktérym zwiazane sg objete wnioskiem informacije (3ugalenie k. 981-988).
Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z treScia art. 286! ust. 1 1 2 Prawa wlasnosci przemystowej, sad wlasciwy do
rozpoznania spraw o naruszenie praw wlasnosci przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje
dzialalno$¢ lub w ktérym znajduje si¢ jego majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie
pézniej niz w terminie 3 dni od dnia zlozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie
skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestraciji lub osoby, ktérej ustawa na to zezwala, po pierwsze, o zabezpieczenie dowodow po
drugie, o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia
roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 1 art. 296 ust. 1 Prawo wartosci przemyslowej, o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne, przy czym
informacje te moga dotyczy¢ wylacznie firm (nazw) i adreséw producentdéw, wytworcdéw, dystrybutordw,
dostawcéw oraz innych poprzednich posiadaczy towardw lub §wiadczacych ustugi, ktore naruszajg patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak réwniez przewidzianych
odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczna tych towaréw lub ustug, a takze ilosci

wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréow lub uslug



naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen

uiszczonych za te towary lub ustugi.

Wskazany powyzej przepis stanowi o prawie uprawnionego zadania udzielenia informacji
okreslonych w tym przepisie przeciwko naruszajacemu podmiotowi. Na mocy tego przepisu uprawniony z
tytulu praw wlasnosci intelektualnej moze zadaé, aby potencjalny naruszyciel udzielit informacji w
przedmiocie okolicznosci, ktérych posiadanie ma znaczenie z punktu widzenia roszczen o ochrone tych
praw. Stad tez roszczenie to okresla si¢ mianem roszczenia informacyjnego. Pozyskane w ten sposéb
informacje mogg stuzy¢ uprawnionym z tytulu praw wlasnosci intelektualnej do sformulowania roszczen

pienieznych o odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Whiosek o udzielenie informacji moze by¢ zamieszczony w pozwie lub w odr¢bnym pismie
procesowym (zwlaszcza gdy jest skladany przed wytoczeniem powddztwa). Gdy jest skiadany w toku
postgpowania o ochrong prawa wlasnosci przemystowej na rozprawie, za dopuszczalne nalezy uznaé takze
jego wniesienie w formie ustnej do protokotu. Posta¢ pisma procesowego powinien przybra¢ wniosek
kierowany do osoby innej niz strona pozwana w sprawie. Jesli przedmiotowy wniosek nie jest
zamieszczony w pozwie, powinien spetniaé wymogi formalne pism procesowych okreslone w art. 126 i n.

k.p.c.

Whrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2. art. 286! p.w.p., ma charakter roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 pr.autor.,
rézni si¢ jednak od tego przepisu ograniczeniem zadania wylacznie do udzielenia informacji, a nie
przedstawienia dokumentéw. Punktem wyjscia do dokonania oceny sluszno$ci zadania zobowigzania do
udzielenia informacji jest wskazane przez uprawnionego roszczenie, do ktérego dochodzenia maja by¢ one
niezbedne. Ponadto ze wzgledu na istotny konflikt intereséw stron przepis art. 286 ! ust. 1 p.w.p. powinien
by¢ interpretowany zawezajaco, a uprawniony powinien uzyskiwa¢ dostep do danych wylacznie wowczas,

gdy sa one rzeczywiscie niezbgdne do dochodzenia roszczen.
Sad orzekajacy w pelni podziela stanowisko Sadu, ktéry wydat zaskarzone postanowienie.

Strona powodowa wskazala, iz zamierza domaga¢ si¢ zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez
naruszyciela — pozwanego korzysci, na podstawie roszczenia okreslonego w art. 296 ust. 1 p.w.p. tj.
roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci. W tym przypadku informacje, o ktérych mowa
w art. 286 ! ust. 2 p.w.p. moga by¢ przydatne do okredlenia wymiaru korzysci, nie jest jednak konieczne ich
udzielanie wiadcicielowi wzoru przed wszczeciem postgpowania w sprawie o zaplate. Sformutowanie
roszczenia o zwrot uzyskanych przez pozwanego korzysci wymaga dostepu do informacji dotyczacych
czasu, rozmiaru oferowania, reklamy i1 sprzedazy, ktére sq konieczne do wustalenia, czy w efekcie
bezprawnych dzialan naruszyciel uzyskal korzy$ci. Dane te musza by¢ na tyle precyzyjne by dawatly
powodowi mozliwos¢ prawidlowego sformutowania roszczenia. Nastepnie w ramach postepowania

dowodowego udzielone informacje beda weryfikowane.



Jako, 2Ze warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego, jest
uprawdopodobnienie naruszanie prawa wlasnosci przemysfowej, wskazac nalezy, iz
powdéd wykazat w toczacym sie postgpowaniu, Ze pozwany narusza jego wylacznos¢, co
stanowi przestanke zastosowania art. 286 ' ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zasadniczym warunkiem
uwzglednienia  wniosku o  zobowiazanie do udzielenia informacji jest bowiem
uprawdopodobnienie w wysokim stopniu istnienia prawa do wzoru wspélnotowego oraz faktu
jego naruszenia przez obowiazanego, w efekcie uzywania wzoru identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego. Sad pragnie podkresli¢, ze sprawy dotyczace naruszen wzoréw wspolnotowych
1 przemystowych wymagaja od uprawnionego zachowania szczegdlnej staranno$ci w gromadzeniu

1 przedstawianiu dowodoéw, a w szczegolnosci zas produktu, w ktérym zawarto lub zastosowano

wzér przemystowy podobny do zarejestrowanego

Jak juz wskazano w ocenie Sadu powdd sprostat wykazaniu naruszenia przez obowiazang
jej wzoru. Material dowodowy przekonuje, ze w przedmiotowym przypadku zachodzi na tyle
duze podobienstwo wzoréw, ktére prowadzi do naruszenia prawa powoda, ze wzgledu na
charakter przedmiotu rejestracji. Wynika to przede wszystkim z identycznego stownego
oznaczenia znaku, ktéry zostaly wyrazony w bardzo podobny sposéb graficzny. Samo za$

odréznienie znakéw dla powszechnego odbiorcey jest praktycznie niemozliwe.

W zakresie wniosku o zastosowanie tresci art. 286 '

pkt 3 ustawy prawo wiasnosci
przemystowej, wskaza¢ nalezy, iz powyzsze zobowigzanie odnosi si¢ do zapewnienia zachowania
tajemnicy przedsigbiorstwa m.in. poprzez rozpoznanie sprawy na posiedzeniu przy drzwiach

zamknigtych, co bedzie niewatpliwie mozliwe w toku dalszego postepowania sadowego (art.. 153

k.p.c.).

SSO Joanna Kornatka SSO Ewa Dietkow SSO Anna Kowalik



